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Erwagungen

E. 1

Das Bundesgericht pruft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel
zulassigist (Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 139 111 133 E. 1 S. 133 mit Hinweisen).

E.11

Es geht um eine Zivilrechtsstreitigkeit im Zusammenhang mit geistigem Eigentum bzw.
uber den Gebrauch einer Firma. Dafur sieht das Bundesrecht ( Art. 5 Abs. 1 lit. aund ¢ ZPO
[SR 272]) eine einzige kantonale Instanz vor ( Art. 75 Abs. 2 lit. aBGG ). Die Beschwerde
in Zivilsachen, die sich gegen einen Endentscheid ( Art. 90 BGG ) richtet, ist demnach
unabhangig vom Streitwert zuldssig ( Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG).

Da auch die tbrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfullt sind, ist - unter Vorbehalt einer
hinreichenden Begriindung ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) - auf die
Beschwerde einzutreten.

E.12

Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Esist
somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die
Erwégungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen as
dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation
der Vorinstanz abweichenden Begriindung abweisen. Mit Blick auf die Begrindungspflicht
des Beschwerdefiihrers ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) behandelt es aber grundsétzlich nur
die geltend gemachten Rugen, sofern die rechtlichen Méngel nicht geradezu offensichtlich
sind; esist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behodrde ale sich stellenden
rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen
werden ( BGE 140111 115E. 2 S. 116; 137 111 580 E. 1.3; 135111 397 E. 1.4). Eine
qualifizierte Rugepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von
kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht pruft eine solche Riige nur
insofern, als siein der Beschwerde préazise vorgebracht und begriindet worden ist ( Art. 106
Abs. 2 BGG).

Unerlésslich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG , dassdie
Beschwerde auf die Begriindung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen
aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Der BeschwerdefUhrer soll in der
Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die er im kantonalen Verfahren
eingenommen hat, erneut bekréftigen, sondern mit seiner Kritik an den als rechtsfehlerhaft
erachteten Erwagungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 140111 86 E. 2 S. 89, 115E.2 S.
116). Die Begrindung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosse
Verweis auf Ausfihrungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus.
Fir die Beschwerdeantwort gelten dieselben Begriindungsanforderungen ( BGE 140 111 115



E.2S. 116).

E.13

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der
Vorinstanz nur berichtigen oder erganzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf
einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG).
Uberdies muss die Behebung des Mangels fiir den Ausgang des V erfahrens entschei dend
sein (Art. 97 Abs. 1 BGG ). Neue Tatsachen und Beweismittel durfen nur soweit
vorgebracht werden, als erst der Entscheld der Vorinstanz dazu Anlass gibt ( Art. 99 Abs. 1
BGG ), was in der Beschwerde ndher darzulegenist (BGE 133111 393 E. 3 S. 395).

Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz anfechten will, muss
substantiiert darlegen, inwiefern die Voraussetzungen einer Ausnahme gemass Art. 105
Abs. 2 BGG gegeben sind und das Verfahren bei rechtskonformer Ermittlung des
Sachverhalts anders ausgegangen wére; andernfalls kann ein Sachverhalt, der vom im
angefochtenen Entscheid festgestellten abweicht, nicht berticksichtigt werden. Ausserdem
hat die Partei mit Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante
Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen genannt hat. Auf eine
Kritik an den tatséchlichen Feststellungen der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht
genugt, ist nicht einzutreten (vgl. BGE 140 111 86 E. 2 S. 90; 13311 249 E. 1.4.3 S. 255).

Zu beachten ist, dass das Bundesgericht in die Beweiswirdigung des Sachgerichts nur
eingreift, wenn diese willkarlich ist. Willkdr liegt nicht schon dann vor, wenn eine andere
L 6sung ebenfallsin Betracht zu ziehen oder gar vorzuziehen wére, sondern nur, wenn der
angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatséchlichen Situation in
klarem Widerspruch steht, eine Norm oder elnen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass
verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderlauft ( BGE 140 11|
16E. 21,167 E. 2.1; 139111 334 E. 3.25 S. 339; je mit Hinweisen). Dass die von
Sachgerichten gezogenen Schliisse nicht mit der eigenen Darstellung der betreffenden
Partel Ubereinstimmen, belegt keine Willkir ( BGE 140 111 264 E. 2.3 S. 266 mit
Hinweisen).

E.21

Die BeschwerdefUhrerin erhebt keine rechtsgentigende Sachverhaltsriige, indem sie unter
Hinweis auf eine Klagebeilage und ihre Duplik vorbringt, es sei aktenkundig, dass sie Putze
und Dispersionsfarben anbiete, mithin Produkte, die beim Betrieb einer Baustelle bendtigt
wurden. Ebenso wenig zeigt sie auf, noch vermag einzuleuchten, weshalb die Vorinstanz
alsnotorisch (vgl. Art. 151 ZPO ) hétte voraussetzen miissen, dass "weder ein
Lackverarbeiter noch ein Industriebetrieb Produkte fir den Betrieb einer Baustelle braucht”.

Rein appellatorisch sind die Ausfihrungen der BeschwerdefUhrerin, soweit sie unter
Hinweis auf eine Klagebeilage vorbringt, es sei in Bezug auf die von der
Beschwerdegegnerin angebotenen Produkte "aktenkundig, dass sie Autolacke,
Industrieprodukte und Sprihdosen fir Lackierer insbesondere im Carosseriebereich
anbietet” und gestlitzt darauf die vorinstanzliche Feststellung bestreitet, wonach die
Parteien zumindest teilweise denselben Kundenkreis haben. Die Beschwerdeflhrerin stitzt
sich auch in diesem Zusammenhang zu Unrecht auf eine angeblich notorische Tatsache und
zeigt mit ihren Ausfihrungen weder eine Aktenwidrigkeit noch eine Verletzung von Art. 8
ZGB auf.



Es bleibt damit bei der vorinstanzlichen Feststellung, dass sich die Kundenkreise der
Parteien tberschneiden und sie ihre Produkte teilwei se densalben Kunden anbieten.

E.22

Die Beschwerdeftihrerin vermag auch keine Aktenwidrigkeit aufzuzeigen, indem sie unter
Hinweis auf eme Duplik- und eine Klagebeilage behauptet, die "A. ,in

u. ' sal der "offizielle Vertriebspartner der B. fur die Kantone
BS/BL/SO/AG/ZH/IV'S (nur deutschsprachiger Teil) /LU/OW/NW/UR/SZ/ZG", woraus
folge, dass die Beschwerdegegnerin nur in der Ostschweiz tétig sei. Die
Beschwerdefihrerin zeigt weder mit Aktenhinweis auf, dass sie im kantonalen Verfahren
entsprechende Behauptungen erhoben hétte, noch geht aus ihren Ausfihrungen hervor,
inwiefern sich die Vorinstanz infolge eines Versehens mit den Akten in Widerspruch
gesetzt haben soll.

E.23

Auch die vorinstanzliche Feststellung, wonach die deutsche B. der
Beschwerdegegnerin mit Lizenzvertrag vom 19. April 2013 eine ausschliessliche Lizenz fir
dieinternational eingetragene Marke "mipa" eingeraumt hat, vermag die
Beschwerdefuhrerin nicht als willkurlich auszuweisen. Sie verweist lediglich auf die soeben
erwahnte Duplikbeilage, aus der sich ergeben soll, dass die deutsche Muttergesel | schaft

B. in bestimmten Kantonen der Deutschschweiz einen anderen V ertriebspartner
habe, weshalb entgegen dem abgeschlossenen Lizenzvertrag keine ausschliessliche Lizenz
vorliege, zeigt aber nicht mit Aktenhinweisen auf, im Rahmen des kantonalen Verfahrens
entsprechende Tatsachenbehauptungen aufgestellt zu haben. Abgesehen davon stellt sie
dem angefochtenen Entscheid lediglich unter Hinweis auf die fragliche Beilage ihre eigene
Ansicht gegenlber, ohne darzulegen, inwiefern die vorinstanzliche Feststellung das
Willkarverbot ( Art. 9 BV ) verletzen wirde. Nachdem die Vorinstanz gestiitzt auf das
Vertragsdokument vom 19. April 2013 zur Uberzeugung gelangte, esliege eine
ausschliesslichen Lizenz vor, geht auch der Vorwurf der Verletzung der Beweidastregel (
Art. 8ZGB ) insLeere (vgl. BGE 138 111 193 E. 6.1 S. 202 mit Hinweisen).

Die vorinstanzliche Feststellung, die Beschwerdegegnerin verflige Uber eine
ausschliessliche Lizenz zum Gebrauch der international registrierten Marke "mipa’ in der
Schweiz, ist demnach nicht zu beanstanden. Entsprechend verfangt auch der in der
Beschwerde erhobene Einwand nicht, mangels ausschliesslicher Lizenz habe es der
Beschwerdegegnerin nach Art. 55 Abs. 4 MSchG (SR 232.11) an der Aktivlegitimation
gefehit.

E.24

Neu und damit unbeachtlich ( Art. 99 Abs. 1 BGG ) ist das Vorbringen, die
Beschwerdegegnerin habe die Marke "mipa’ fur die beanspruchten Waren nicht gebraucht.
Entsprechend ist das auf diese tatsachliche Behauptung gestiitzte Argument, die
Beschwerdegegnerin muisse sich nach Art. 12 MSchG den Nichtgebrauch der Marke
entgegenhalten lassen, nicht zu horen.

E.25

Die Beschwerdeftihrerin erhebt zudem keine hinreichende Verfassungsrige (vgl. Art. 106
Abs. 2 BGG ), wenn sie der Vorinstanz ohne weitere Begrundung vorwirft, die Vorinstanz
begrtinde nicht, weshalb "Mipa" origineller sein soll als"Baumatec" und gestiitzt darauf



eine Gehorsverletzung ( Art. 29 Abs. 2 BV ) behauptet. Insbesondere legt siein keiner
Weise dar, inwiefern ihr die Begriindung des angefochtenen Entscheids verunmdglicht
hétte, diesen sachgerecht anzufechten (vgl. BGE 1361 184 E. 2.2.1 S.188; 1341 83E. 4.1
S. 88; 133111 439 E. 3.3 S. 445; je mit Hinweisen).

E.3

Die Beschwerdefthrerin wirft der Vorinstanz vor, bel der Beurteilung der firmen- und
markenrechtlichen Anspriiche zu Unrecht eine V erwechslungsgefahr bejaht zu haben.

Demgegeniber beruft sie sich vor Bundesgericht nicht mehr darauf, die eingeklagten
Anspriche seien infolge Zeitablaufs verwirkt. Ebenso wenig macht sie geltend, die
Vorinstanz habe die Klageantrage unzutreffend ausgelegt bzw. zu Unrecht ergénzt oder die
ausgesprochenen Verbote zu welt gefasst. Darauf ist im Beschwerdeverfahren nicht mehr
einzugehen.

E.4

Die BeschwerdefUhrerin rlgt zunéchst, die Vorinstanz habe Art. 956 Abs. 1 in Verbindung
mit Art. 951 Abs. 2 OR verletzt, indem sie von einer Verwechslungsgefahr der beiden
Firmen "Mipa Lacke + Farben AG" und "MIPA Baumatec AG" ausgegangen sei.

E.41

Die Vorinstanz erwog, die Firma"Mipa Lacke + Farben AG" bestehe, abgesehen von der
gesetzlich vorgeschriebenen Angabe der Gesellschaftsform, aus dem Wort "Mipa'" und der
Sachbezeichnung "Lacke + Farben". Im Gedéchtnis haften bleibe der charakteristische
Bestandteil "Mipa", der auch an prominenter erster Stelle stehe. Vergleiche man sodann die
kl&gerische Firmamit "MIPA Baumatec AG", ergebe sich der Gesamteindruck, dass der
Bestandteil "MIPA" bzw. "Mipa" dominierend sei. Die Beschwerdefuhrerin verwende das
Akronym zwar in Grossbuchstaben, wahrend die Beschwerdegegnerin esin Gross- und
Kleinschreibung verwende; die unterschiedliche Schreibweise falle aber bei gleicher
Aussprache nicht ins Gewicht. Im Gesamteindruck steche "mipa’ besonders hervor und
habe aufgrund seiner Stellung besondere Pragungskraft; es handle sich dabei um den
erinnerungstréchtigen Teil.

"Mipa" sai zudem kein zum sprachlichen Gemeingebrauch gehtrender Begriff. Vielmehr
handle es sich um ein Akronym, das stark prégend sei, da es abwechslungsweise Vokale
und Konsonanten enthalte; einem solchen komme der gleiche Stellenwert zu wie einem
Phantasiewort. Der Bestandteil "mipa’ sei ein Zeichen mit grosser Kennzeichnungskraft.
Indem die Beschwerdefhrerin dasselbe stark prégende Element verwende wie die
Beschwerdegegnerin, schaffe sie offensichtlich die Grundlage fir mdgliche
Verwechslungen.

Dem Firmenelement "Baumatec”, so die Vorinstanz weiter, komme keine eigene
Bedeutung zu. "Baumatec" konne jedoch Hinweise auf die Unternehmenstétigkeit der
Beschwerdefihrerin enthalten, womit wiederum ein Sachbegriff vorliegen wirde: Der
Firmenbestandteil "tec" werde in der Schweiz sehr haufig verwendet und miihel os mit
Technik in Verbindung gebracht; beim Element "Bau" sel die Assoziation zur baulichen
Tétigkeit ebenfalls naheliegend. Zusammen mit dem Element "Bau”, also "Bauma’, sai die
Assoziation zu Baumaterial oder Baumaschinen naheliegend. Zusammengesetzt wirde ein
Kunde wohl unter "Baumatec" tatsachlich Baumaterialtechnik verstehen, zumal der
Gesellschaftszweck der BeschwerdefUhrerin unter anderem den Handel mit Baumaterialien



umfasse, womit der Firmenbestandteil "Baumatec" einen Hinweis auf die
Unternehmenstétigkeit enthalte und eine Sachbezeichnung darstelle. Selbst wenn von einer
gewissen Originalitét des Bestandteils "Baumatec" auszugehen ware, indem argumentiert
wurde, dieser enthalte keinen klaren Hinweis auf den Firmenzweck, weil nicht auf den
ersten Blick ersichtlich sei, ob "Baumatec" fur Bau

maschinen technik oder Bau

material technik stehe, handle es sich dabei in jedem Fall um kein stark préagendes Element.
Dader Bestandteil "Baumatec™" kein Phantasiebegriff sei, sondern Hinweise auf die
Geschéftstatigkeit der Beschwerdefihrerin enthalte, komme ihm nur geringe
Kennzeichnungskraft zu. "Baumatec" vermoge die Originalitdt und die pragende Kraft von
"mipa" nicht aufzuwiegen.

In der Gesamtbetrachtung zeige sich, dass dem Ubereinstimmenden Element "mipa’ im
Vergleich zu den weiteren Elementen aufgrund seiner klanglichen Originalitdt und der
Stellung am Anfang der Firma jewells erhdhte Kennzeichnungskraft zukomme. Indem die
Beschwerdefuhrerin das stark préagende Element "mipa" in ihrer Firmaan gleicher Stelle
verwende wie die Beschwerdegegnerin, schaffe sie eine Verwechslungsgefahr. Die jewells
dahinter folgenden Firmenbestandteile "Lacke + Farben" bzw. "Baumatec" unterschieden
sich zwar, seien aber Sachbezeichnungen (Firma der Beschwerdegegnerin) bzw. wiesen auf
die Geschéftstatigkeit hin (Firma der Beschwerdefiihrerin) und hétten daher keine
geniigende Unterscheidungskraft. Insbesondere dem Element "Baumatec” der
Beschwerdegegnerin komme nur geringe Kennzeichnungskraft zu; dieses vermoge die
Originalitét und die prégende Kraft des an erster Stelle stehenden Akronyms "mipa* nicht
aufzuwiegen. Die von der Firma der Beschwerdefuhrerin ausgehende V erwechslungsgefahr
Sei umso grosser, als die Parteien einen ahnlichen Geschéftszweck verfolgten und sich das
Angebot der Beschwerdefiihrerin zu einem nicht unbetr&chtlichen Teil an dieselben Kunden
richte wie dagjenige der Beschwerdegegnerin. Insgesamt unterscheide sich die
anerkanntermassen jungere Firma der BeschwerdefUhrerin nicht mit der vom Gesetz
geforderten Deutlichkeit von der Firma der Beschwerdegegnerin. Entsprechend stehe dieser
gestutzt auf Art. 951 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 956 Abs. 2 OR ein
Unterlassungsanspruch zu.

E.4.2

Die Firmaeiner Aktiengesellschaft muss sich von alen in der Schweiz bereits
eingetragenen Firmen von Gesellschaften in der Rechtsform der AG, der GmbH und der
Genossenschaft deutlich unterscheiden ( Art. 951 Abs. 2 OR ), ansonsten der Inhaber der
alteren Firmawegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jingeren
Firmaklagen kann (vgl. Art. 956 Abs. 2 OR ; BGE 131 |11 572 E. 3S.575; 122 111 369 E. 1
S. 370). Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung fir das gesamte Kennzei chenrecht einheitlich zu umschreiben ( BGE 128
11 401 E. 5S.403; 127 111 160 E. 2a S. 165; 126 111 239 E. 3a). Es handelt sich dabei um
eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht grundsétzlich frei gepruft wird ( BGE 128 111 353
E. 4 S. 359 mit Hinweisen).

Da Aktiengesellschaften ihre Firma grundsétzlich frei wahlen kdnnen, stellt die
Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen (
BGE 122111 369 E. 1 S.370; 11811 322 E. 1 S. 323; 9211 95 E. 2 S. 97). Das Bundesgericht
schitzt in standiger Rechtsprechung Firmen auch gegeniiber Unternehmen, diein einer



anderen Geschéftsbranche tétig sind. Allerdings sind die Anforderungen an die
Unterscheidbarkeit der Firmen strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der
statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen konnen oder sich aus einem anderen
Grund an die gleichen Kundenkreise wenden; Entsprechendes gilt bei geographischer Nahe
der Unternehmen ( BGE 131 111 572 E. 4.4 S.580; 11811 322 E. 1S.324; 9711 234E. 1 S.
235; Urteile 4A_717/2011 vom 28. Mérz 2012 E. 2.1; 4A_669/2011 vom 5. Méarz 2012 E.
2.2).

Ob zwei Firmen sich hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks
zu prifen, den sie beim Publikum hinterlassen. Die Firmen miissen nicht nur bei
gleichzeitigem aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der
Erinnerung ausei nandergehalten werden konnen. Im Gedéchtnis bleiben namentlich
Firmenbestandteile haften, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen; solche
Bestandteile haben daher fur die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhéhte
Bedeutung. Dies trifft insbesondere fir reine Phantasi ebezei chnungen zu, die in der Regel
eine stark pragende Kraft haben. Umgekehrt verhalt es sich bei gemeinfreien
Sachbezeichnungen ( BGE 131 111 572 E. 3 S. 576; 127 111 160 E. 2b/cc S. 168; 122 111 369
E. 1).

Aus firmenrechtlicher Sicht stellt ein Begriff eine reine Sachbezeichnung dar, wenn er die
Téatigkeit des Unternehmens oder das Rechtssubjekt al's solches umschreibt ( CHRISTIAN
HILTI, Firmenrecht, in: SIWR Bd. I11/2, 2. Aufl. 2005, S. 21; MARTINA ALTENPOHL,
in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I1, 4. Aufl. 2012, N. 13 zu Art. 944 OR).
Dass der Begriff Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthalt, die nur entfernt
auf die Unternehmenstétigkeit hinweisen, reicht nicht, umihn zu einer (reinen)
Sachbezeichnung zu machen. Analog zum Markenrecht ist zu fordern, dass der
beschreibende Charakter solcher Begriffe vom angesprochenen Publikum ohne besondere
Denkarbeit und ohne Phantasi eaufwand unmittelbar erkennbar sein muss (vgl. BGE 131 11
495 E.5S.503; 129 111 225 E. 5.1 S. 228; 128 111 447 E. 1.5; je mit Hinweisen).

Die Gefahr der Verwechslung besteht, wenn die Firma eines Unternehmens fir die eines
anderen gehalten werden kann oder wenn bel Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck
entsteht, die Unternehmen seien wirtschaftlich oder rechtlich verbunden (vgl. BGE 129 111
353 E. 3.3S.359; 128111 96 E. 2a; 118 11 322 E. 1 S. 324; je mit Hinweisen).

E. 431

Die streitigen Firmen beginnen beide mit dem Element "Mipa' bzw. "MIPA". Auch die
Beschwerdefihrerin rdumt ein, dass es sich dabei nicht um ein gebrauchliches Wort mit
erkennbarem Sinngehalt handelt. Sie behauptet lediglich, es sai in beiden Fallen aus den
Anfangsbuchstaben von Nach- und Vornamen der Grinder der jeweiligen Gesellschaften
zusammengesetzt, macht jedoch zu Recht nicht geltend, dass dies fir Aussenstehende
erkennbar wére.

Die Vorinstanz hat zutreffend erwogen, dass bei der klégerischen Firma der Bestandteil
"Mipa' im Gedéachtnis haften bleibt, zumal die weiteren Elemente "Lacke + Farben AG"
reine Sachbezei chnungen darstellen. Aufgrund der Schreibweise mit Gross- und
Kleinbuchstaben sowie des Umstands, dass der Firmenbestandteil wie ein Phantasiewort
ausgesprochen werden kann, ist fur das Publikum nicht ersichtlich, ob es sich dabei
tatsachlich um ein Akronym, d.h. ein aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Woérter
gebildetes Kurzwort, oder elne reine Phantasi ebezeichnung handelt. Im Gegensatz zu dem



von der Beschwerdefuhrerin ins Feld gefuhrten Akronym "VAT" (Urteil 4A_717/2011 vom
28. Mé&rz 2012 E. 3.4), das ohne Weiteres a's Sachbezeichnung im Sinne von "Vaue Added
Tax", d.h. Mehrwertsteuer (MWST), verstanden wird, kommt "Mipa" keine fir den
Aussenstehenden erkennbare Bedeutung zu. Ein Zusammenhang mit den
Téatigkeitsbereichen der Parteien liegt nicht vor. Ebenso wenig leuchtet ein, inwiefern daran
ein Freihaltebedurfnis bestehen soll; der blosse Umstand, dass sich das Element in weiteren
Firmen Dritter findet, vermag ein solches nicht zu begriinden. Entgegen der in der
Beschwerde vertretenen Ansicht trifft zudem nicht zu, dass es sich bel "Mipa' um einen
schwachen Firmenbestandteil ohne Kennzeichnungskraft handeln wiirde. Die Vorinstanz
hat das Element zutreffend als die kl&gerische Firma stark pragend erachtet und ihm
entsprechende Kennzeichnungskraft zugeschrieben.

"Baumatec" stellt unstrittig kein allgemein gebrauchliches Wort dar, das sich in einem
Worterbuch finden liesse. Auch die Beschwerdefiihrerin stellt jedoch nicht in Abrede, dass
essich - entsprechend der Silbentrennung - in "Bau-ma-tec” bzw. "Bauma-tec" aufteilen
|&sst. Die Vorinstanz hat in diesem Zusammenhang zutreffend darauf hingewiesen, dass der
Firmenbestandteil "tec" auch in der Schweiz haufig verwendet und miihelos mit Technik in
Verbindung gebracht wird, und dass beim Element "Bau" die Gedankenverbindung zur
baulichen Tétigkeit naheliegt, was auch in der Beschwerdeschrift nicht grundsétzlich
bestritten wird. Ausserdem hat sie nachvollziehbar daftrgehalten, beim Wortelement
"Bauma-" sai die Assoziation zum Begriff "Baumaterial” oder "Baumaschinen”
naheliegend. Sie hat gestiitzt auf diese Uberlegungen einleuchtend ausgefiihrt, der
Firmenbestandteil "Baumatec” lasse A ssoziationen zur Unternehmenstétigkeit der
Beschwerdefuhrerin zu, deren Zweck namentlich den Handel mit Baumaterialien und
-maschinen sowie entsprechende Dienstlei stungen beinhaltet. Bezei chnenderwei se unterlegt
die Beschwerdefuhrerin in dem von der Gegenpartei in Antrags-Ziffer 7 aufgefthrten
Zeichen ihre Firmamit "BAUMASCHINEN BAUMATERIAL".

Auch wenn zutreffen mag, dass der Firmenbestandteil "Baumatec” keine - vom
angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Phantasi eaufwand
unmittelbar erkennbare - reine Sachbezeichnung darstellt, ist der Vorinstanz keine
Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, indem sie erwog, es handle sich dabei jedenfalls um
kein stark prégendes Element und es weise nicht die gleiche Prégungskraft wie "mipa’ auf.
Der Beschwerdefuhrerin kann nicht gefolgt werden, wenn sie vor Bundesgericht geltend
macht, dem in ihrer Firma verwendeten Bestandteil "Baumatec” komme grosse Originalitét
zu und es sei besonders kennzeichnungskréftig.

Unter Berticksichtigung des von der Vorinstanz festgestel lten teilweise tiberschneidenden
Kundenkreises sowie desin Teilen gleichen Zwecks besteht - unabhéngig von der
geographischen Distanz - eine erhdhte Verwechslungsgefahr. Mit der Vorinstanz ist davon
auszugehen, dass sich die jungere Firma der Beschwerdefhrerin nicht gentigend von der
dlteren Firma der Beschwerdegegnerin unterscheidet. Angesichts des Ubereinstimmenden
kennzei chnungskréftigen Elements und der Uberschneidungen der Kundenkreise sowie der
jeweiligen Zweckbestimmung vermag der von der Beschwerdefihrerin verwendete Zusatz,
der zumindest ansatzwei se al's beschreibend wahrgenommen wird, eine
Verwechslungsgefahr nicht zu bannen. Zumindest werden die angesprochenen
Verkehrskreise zur Annahme einer nicht vorhandenen rechtlichen oder wirtschaftlichen
Verbindung mit der Beschwerdegegnerin verleitet.



Entsprechend ist der Vorinstanz keine Verletzung von Art. 951 Abs. 2 in Verbindung mit
Art. 956 Abs. 2 OR vorzuwerfen.

E.5

Die Beschwerdeftihrerin rugt, die Vorinstanz habe das M arkenschutzgesetz (M SchG)
verletzt, indem sie die Verwechselbarkeit des von ihr im Internet verwendeten
Wort-/Bildzeichens mit der Marke "mipa’ bejaht habe.

E.51
Die Vorinstanz erwog, bei dem von der Beschwerdefihrerin verwendeten Zeichen

fielen diein kleinerer Schrift auf der zweiten Zeile angeordneten Worter " Baumaschinen™
und "Baumaterial" in der Wahrnehmung weniger auf als das auf der ersten Zeile stehende
und durch Fettmarkierung hervorstechende "MIPA". Das autodhnliche graphische Element
steche ebenfalls weniger hervor, zumal es sich um eine Kombination von drei
unterschiedlich stark geschwungenen Pinselstrichen handle (zwel schwarzen und einem
blauen), so dass der Betrachter kein klares Objekt darin erkennen kénne. Auf jeden Fall
vermdge dieses Bildelement den Gesamteindruck nicht derart zu andern, dass eine
Ahnlichkeit zu verneinen ware. Weil nicht genau erkennbar sei, was es darstellen solle,
werde das Bildelement vom Durchschnittskonsumenten wohl eher a's reines
Dekorationselement wahrgenommen. In der Gesamtbetrachtung des Internetauftritts der
Beschwerdefuhrerin steche "MIPA" stérker hervor as die weiteren Zeichenbestandteile, die
eher schwach kennzeichnungskréftig seien, da sie Sachbegriffen gleichkamen. Zudem
werde "MIPA" durch Fettmarkierung und blaue Farbe hervorgehoben und graphisch so
zentriert, dass der Betrachter zuerst dieses Wort wahrnehme und erst auf den zweiten Blick
die weiteren Worter und das Bildelement. Hinzu komme, dass die Beschwerdefihrerin das
Kennzeichen "MIPA" (unter anderem) im Zusammenhang mit denselben Produkten (d.h.
Farben) wie die Beschwerdegegnerin verwende. Insgesamt schaffe das Zeichen der
Beschwerdefiihrerin daher die Gefahr einer Verwechslung mit der Marke der
Beschwerdegegnerin.

E.521

Der Markeninhaber kann anderen verbieten lassen, Zeichen zu gebrauchen, die der dlteren
Marke ahnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt
sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2i.V.m. Art. 3 Abs.
1 lit. c MSchG ). Eine solche besteht, wenn das jingere Zeichen die &ltere Marke in ihrer
Unterscheidungsfunktion beeintréchtigt. Diesist der Fall, wenn zu befiirchten ist, dass die
massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ahnlichkeiten der Zeichen irrefiihren lassen
und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber
zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag,
aufgrund ihrer Ahnlichkeit aber falsche Zusammenhange vermutet ( BGE 128 111 96 E. 2a,
441 E. 3.1S.445; 127111 160 E. 2aS. 165f.; 122111 382 E. 1 S. 384).

Fir die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den siein der
Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 111 441 E. 3.1 S. 445¢.). Ob zwel
Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegentell verwechselbar sind, ist
nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der
gesamten Umstande zu beurteilen ( BGE 128 111 96 E. 2a S. 98; 122111 382 E. 1 S. 385). Je
ndher sich die Waren sind, fir welche die Marken registriert sind, desto grosser wird das



Risiko von Verwechslungen und desto starker muss sich das jingere Zeichen vom élteren
abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen ( BGE 128 111 441 E. 3.1 S. 446; 126 111
315 E. 6b/bb; 122 111 382 E. 3a S. 387).

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fir
schwache Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fir starke. Wer sich mit
seiner Marke dem Gemeingut annghert, nimmt eine geringe Kennzeichnungskraft in Kauf,
solange er seine Marke dem Publikum nicht durch Werbeanstrengungen in besonderem
Masse al's Kennzeichen seiner Waren eingepragt hat. Bei schwachen Marken gentigen daher
schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen.
Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an
Sachbegriffe des algemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegentber
Marken, die entweder aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sichim
Verkehr durchgesetzt haben ( BGE 122 111 382 E. 2a S. 385 f. mit Hinweisen; vgl. auch
BGE 139111 176 E. 5.1 S. 181; 128 111 441 E. 3.1 S. 446).

E.522

Die Beschwerdefthrerin stellt im Zusammenhang mit dem von der Vorinstanz geschiitzten
markenrechtlichen Anspruch zu Recht nicht in Frage, dass es sich bel der Verwendung des
strittigen Zeichens auf ihrer Internetseite um einen kennzeichenmassigen Gebrauch im
geschéftlichen Verkehr handelt, der unter die Verbotsrechte des Markeninhabers nach Art.
13 Abs. 2 lit. e MSchG fdllt (vgl. Florent Thouvenin/ LARA DORIGO, in: Michael Noth
und andere [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], 2009, N. 75 zu Art. 13 MSchG ). Sie
beruft sich aber auch hier zu Unrecht darauf, "mipa’ komme keine bzw. nur geringe
Kennzeichnungskraft zu. Sie verkennt, dass keine Bedeutung von "mipa” ersichtlich ist, die
fUr die beanspruchten Waren der Klasse 2 (Farben, Lacke, Farbstoffe, Holzschutzmittel und
Rostl 6semittel) beschreibend sein konnte; vielmehr erscheint das Zeichen fur diese Waren
as Phantasiebezeichnung, die entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht
durchaus kennzei chnungskréftig ist. Davon, dass aufgrund eines angeblich geringen
Schutzumfangs der Marke bereits kleine Abweichungen oder Zusétze einen gentigenden
Zeichenabstand begriinden kdnnten, kann keine Rede sein.

Mit ihren weiteren Ausfihrungen verkennt die BeschwerdefUhrerin ausserdem, dass die
Verbotsrechte von Art. 13 Abs. 2 M SchG nach dessen Wortlaut sowie nach Lehre und
Rechtsprechung nur gegenliber Zeichen gelten, die unter einem relativen Ausschlussgrund
im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG leiden. Dies setzt unter anderem voraus, dass das
fragliche Zeichen fur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist
(Urteil 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 4.2 mit Hinweisen, publ. in: sic! 3/2005 S.
203; vgl. auch Philippe Gilliéron, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013,
N. 15 zu Art. 13 MSchG ; Eugen Marbach, SIWR Bd. [11/1, 2. Aufl. 2009, S. 442 Rz.
1499). Beim beanstandeten Zeichen ist Ersteres der Fall, indem die BeschwerdefUhrerin
nach den - fur das Bundesgericht verbindlichen (vgl. Art. 105 Abs. 1 BGG) -
Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid auf ihrer Internetseite, auf der sie
dieses verwendet, auch Farben anbietet, wahrend die von der Beschwerdegegnerin
lizenzierte Marke "mipa’ unter anderem fur Farben beansprucht wird. Die
Beschwerdegegnerin macht in diesem Zusammenhang zutreffend geltend, dass sich die
Bestimmung des Schutzumfangs der klagerischen Marke insoweit nach dem im
Markenregister eingetragenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisrichtet (vgl. Gallus
Joller, in: Michael Noth und andere [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], 2009, N. 235 zu



Art. 3MSchG ), weshalb fir die Beurteilung der V erwechslungsgefahr nicht bloss von
gleichartigen, sondern von gleichen Waren auszugehen ist.

Die Vorinstanz hat im Zusammenhang mit der Beurteilung der V erwechslungsgefahr ( Art.
3 Abs. 1lit. c MSchG ) zutreffend auf die Wechselwirkung zwischen der Gleichheit bzw.
Gleichartigkeit der Produkte und dem A hnlichkeitsgrad der fraglichen Zeichen hingewiesen
(vgl. BGE 128111 441 E. 3.1 S. 446; 126 111 315 E. 6b/bb; 122 111 382 E. 3a S. 387).
Aufgrund der Tatsache, dass die Marke "mipa’ und das beanstandete Zeichen (unter
anderem) fur Farben - und damit identische Waren - bestimmt sind, ist demnach ein
besonders strenger Massstab anzulegen (vgl. Urteile 4A_300/2013 vom 2. Oktober 2013 E.
7.3, publ. in: sic! 2/2014 S. 97; 4A_207/2010 vom 9. Juni 2011 E. 5.1, publ. in: sic! 11/2011
S. 668). Entgegen der Ansicht der Beschwerdefihrerin trifft demnach nicht zu, dass die
dem identischen Wortzeichen hinzugefigten Bild- und Wortelemente eine
Verwechslungsgefahr zu bannen vermdchten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die
massgebenden V erkehrskreise aufgrund der Ahnlichkeit der Zeichen falsche
Zusammenhange vermuten. Die Erwagung der Vorinstanz, wonach sich anhand einer
Gesamtbetrachtung ergebe, dass das beanstandete Zeichen die Gefahr einer Verwechsiung
mit der kl&gerischen Marke schaffe, ist daher nicht zu beanstanden.

E.6

Die Beschwerde erweist sich als unbegriindet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten
werden kann. Dem Ausgang des V erfahrens entsprechend wird die Beschwerdefthrerin
kosten- und entschadigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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